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BESCHEID GEMAR ARTIKEL 96(2) UND REGEL 51(2) EPU 



Die / weitere / Prufung der obengenannten Anmeldung hat ergeben, daft sie den Erfordernissen des Europaischen 
Patentubereinkommens aus den beigefugten Griinden nicht geniigt. Werden die genannten Mangel nicht behoben, 
so kann die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPU zuruckgewiesen werden. 



Sie werden aufgefordert, innerhalb einer Frist 



von. 



. Monaten, 



gerechnet von der Zustellung dieses Bescheides, Ihre Stellungnahme einzureichen und die angefuhrten Mangel, 
soweit diese behebbar sind, zu beseitigen. 

Die Frist berechnet sich nach den Bestimmungen der Regeln 78(3), 83(2) und (4) EPU. 

Anderungen zur Beschreibung, zu den Anspruchen und den Zeichnungen sind gegebenenfalls innerhalb der 
genannten Frist in drei Stucken auf gesonderten Blattern (Regel 36(1) EPU einzureichen. 

Unterlassen Sie es, auf diese Aufforderung rechtzeftig zu antworten, so gift die europaische Anmeldung als 
zuruckgenommen (Artikel 96(3) EPU). 




(Den Haag) 
(070)340- 



Beauftragter Priifer 

fur die Pruf ungsabteilung 



Telefonnummem: 

Beauftragter Prufer 

(Sachprufungsfragen) 

Pormalsachbearbefter (070) 340- 2QW^ 

{Formalangelegenheiten einschl. Fristverlangerung) 



Anlagen: 
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Bediensteter im Prufdienst 

(Andere FragenJ 



(070) 340- ft* 
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Der Prttfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde 
gelegt: 

Beschreibuna : 

Seiten 1 - 62, ursprtingliche Fassung 
Patentanspruche: 

Nr. 1 - 9, eingereicht mit Schreiben vom 27/05/94 

Nr. 10-11, handschriftlich uberarbeitetes Korrekturexemplar , 

eingereicht mit Schreiben vom 27/05/94 



1) In diesem Bescheid sind folgende, im Recherchenbericht 
zitierte Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im 
weiteren Verfahren beibehalten: 

D8: . . .EP-A-279239 
D13: . .DE-A-2417216 
D14: . .DE-A-1914954 
D15: . .CA81(19) :115750 
D16: . .FR-A-1546183 
D17: . .EP-A-371950 
D18: . .FR-A-2337997 
D19: . .WO-A-9311117 

2) Die mit Schreiben vom 27/05/94 eingereichten Anspruche 
1-9 werden im Bezug auf Artikel 123(2) EPU fur gewahrbar 
erachtet. Da Anspruch 10 eine scheinbar irrttimliche Kombina- 
tion von den Ansprtichen 10 und 11 ist, wie deutlich erkenn- 
bar aus ihrem handschriftlich liberarbeitetem Korrektur- 
exemplar ist, werden der PrQfung ebenfalls die aus dem 
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handschriftlich iiberarbeiteten Korrekturexemplar ersichtli- 
chen Ansprilche 10 und 11 zugrunde gelegt. 

3) Im Hinblick auf die in Ihrem Schreiben vom 27.05.1994 
gegebene Eriauterung wird der neu beigefiigte Patentsatz als 
einheitlich im Sinne von Art. 82 EPU betrachtet. 

4) Die zusatzliche Recherche gemaB den Richtlinien C-VI, 
8.5 hat folgendes ergeben: 

D2: . . .DE-A-2409011 

D3: . . .Pestic.Biochem. Physiol. 31(2) , S. 129-145 (1988) 
D4: . . .CA59:5945f 
D5: . . .EP-A-86111 
D6: . . . JP-B-54038109 
D7: . . .DE-A-2635818 

D9: .Pestic.Biochem. Physiol. 14(3) , S. 255-276 (1989) 
D10: . .Pestic.Biochem. Physiol. 27(3) , S. 249-260 (1987) 
D11:..JP-A-53072B23 
D12: . -DE-A-2434430 

Die Dokumente sind dem Bescheid als Anlage beigefiigt. Die 
Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten. 

5) Die vorliegende Anmeldung erftillt nicht die Erforder- 
nisse des Artikels 52 (1) EPil, weil der Gegenstand des 
Anspruchs 10 im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EP0 nicht 
neu ist: 

D2 beschreibt eine Verbindung mit CAS RN 54110-55-3; 

D3 beschreibt die neuheitsschadlichen Verbindungen mit CAS 

RN 28730-42-9 und 29536-07-0; 

D4 beschreibt eine neuheitsschadliche Verbindung mit CAS RN 
94998-30-8. 
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6) Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erforder- 
nisse des Artikels 52 (1) EPO, weil der Gegenstand des 
Ansoruchs 11 im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPU nicht 
neu ist: 

D2 beschreibt die folgenden fur Anspruch 11 neuheitsschadli- 
chen Verbindungen mit CAS RM 54110-73-5, 54110-72-4, 
54110-71-3, 54110-70-2, 54110-39-3. 

D5 beschreibt ebenfalls eine neuheitsschadliche Verbindung 
mit CAS RN 88785-78-8. 

D6 offenbart die folgenden fiir Anspruch 11 neuheitsschSd- 
lichen Verbindungen mit CAS RN 73333-24-1, 73333-23-0 und 
73333-22-9. 

7) ftnspyuch 8 ist nicht neu im Sinne von Art. 52 (1) EPU, 
da D7 mit CAS RN 65382-86-7 eine neuheitsschadliche Verbin- 
dung beschreibt. 

8) Die altere, am 10-06-1994 verof f entlichte internationa- 
le Anmeldung D19 genieBt u.a. die PrioritSt vom 6-12-1991. 
Sie wurde dem Europaischen Patentamt in einer seiner Amt- 
sprachen zugeleitet, und der Anmelder hat die nationale 
Gebiihr nach Artikel 22 Absatz 1 oder Artikel 39 Absatz 1 des 
Zusammenarbeitsvertrags an das EuropSische Patentamt ent- 
richtet. Die Erf ordernisse des Artikels 158(2) EPO sind 
damit erfiillt. Der Inhalt der Anmeldung in der ursprQnglich 
eingereichten Fassung gilt daher gemaB Artikel 54(3) und 
(4)EP0 fQr die vorliegende Anmeldung als Stand der Technik. 
Die altere Anmeldung steht damit den GegenstMnden der An- 
spruche 1,6,11 ( l-Methylpyrazol-4-yl-Derivate, substituiert 
in 3-Stellung durch Trif luormethyl, Methyl oder Chlor, und 
in 5-Stellung durch Methyl, und R in Anspruch 1 und R 7 in 
Ansprilche 6 und 11 ist Cycloalkyl) der vorliegenden Anmel- 
dung fiir alle Vertragsstaaten, ausgenommen IE, die in beiden 
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Anmeldungen benannt worden sind, neuheitsschadlich entgegen. 
Es wird insbesondere auf Seite 14, Beispiel Nr. 30; Seite 
16, Zeilen 33-37; Beispiel 3; und Ansprtiche 1,4,7 des 
Prioritatsdokumentes der alteren Anmeldung hingewiesen, daft 
dem Bescheid als Anlage beigefiigt worden ist. 

9) Es wird darauf hingewiesen, daB es als nicht aus- 
reichend betrachtet wird, daB lediglich die, fiir die unter- 
schiedlichen Vertragsstaaten zutref f enden, bekannten Verbin- 
dungen ausgenommen werden. 

Die Rechtsprechung zur Neuheit im Bereich von Stoffgruppen 
und individualisierten Stoffen aus solchen Stoffgruppen 
faBte die Entscheidung T12/90 vom 23/08/90 jiingst zusammen. 
Die Technische Beschwerdekammer entschied in dieser Sache, 
dafi der Of fenbarungsgehalt eines friiheren Dokuments, das f(ir 
einen Anspruch neuheitsschadlich sein konne, nicht zwangs- 
laufig auf die konkreten Ausfiihfungsbeispiele beschra"nkt 
sei, sondern auch alle darin beschriebenen technischen 
Lehren umfasse. 

Alle erwahnte Dokumente 02,03,06,07,09,010,011,012,013 und 
D15 beschreiben fungizide Verbindungen , die unter die 
vorliegenden Formeln der Anspruche 1-6 fallen. Sie sind 
daher ebenfalls fur die Verwendungsanspruche 1,2,3,5,6 als 
neuheitsschadlich zu betrachten, da im vorliegenden Fall die 
beanspruchte Verwendung nicht einen anderen Zweck betrifft, 
im Gegensatz zu den Entscheidungen G2/88 und G6/88. 

Grundsatzlich konnte die Neuheit der AnsprQche 1-3,5,6,8,10 
und 11 durch Einfiihrung eines geeigneten "Disclaimers" 
hergestellt werden. Es ist aber nicht erkennbar, inwiefern 
ein auf diese Weise abgegrenzter Anmeldungsgegenstand auf 
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einer erf inderischen Tatigkeit im Sinne von Art. 56 EPU 
beruhen wurde. 

10) Die mit vorliegender Erfindung zu losende Aufgabe kann 
darin gesehen werden, Anilid-Derivate bereit zu stellen zur 
BekSmpfung von Botrytis- 

Die Stellung der genannten speziellen Aufgabe war zumindest 
naheliegend, da aus z.B. D8 bereits bekannt ist, daB struk- 
turell sehr Shnliche Fungi zide zur Bekampfung von Botrytis 
benutzt werden kdnnen. 

Der Fachman wtirde es daher als eine Obliche Vorgehensweise 
betrachten, die aus der obengenannten Literatur 02,03,06-019 
bekannten Fungizide, sowie ihre strukturell naheliegenden 
Alternativen zu benutzen, um die gestellte Aufgabe zu losen. 
Daher beruht der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung nicht 
auf einer erf inderischen Tatigkeit (Artikel 52(1) und 56 
EPtf ) • 

Falls die Anmeldung aufrechterhalten wird (nach ordnungsge- 
m£Ber Abgrenzung beztiglich der Neuheit), sollten geeignete 
Beweismittel ftir den Nachweis der erf inderischen Tatigkeit 
in Bezug auf die strukturell nachstliegenden fungiziden 
Verbindungen des Standes der Technik D2, D7,D12,D13, D14,D15 
und D18 prasentiert werden. 

Darilberhinaus ware noch der genannte Stand der Technik D2, 
D3,D5-D19 in der Beschreibung zu wurdigen (Regel 27 (lb) 
EP0). 

11) Die unabhSngigen Anspriiche 2-6 enthalten alle im 
unabhSngigen Anspruch 1 aufgefiihrten Merkmale. AnsprQche 2-6 
sollten daher als von Anspruch 1 abhSngig formuliert werden, 
vgl. Regel 29(4) EPU und Richtlinien C-III, 3.5. 
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12) Die Beschreibung ist an die einzureichenden Anspruche 
anzupassen. Bei der Uberarbeitung der Anmeldung, insbe- 
sondere des einleitenden Teils einschlieBlich der Dar- 
stellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte 
darauf geachtet werden, daB kein Sachverhalt hinzugefilgt 
wird, der ttber den Inhalt der Anmeldung in der ursprOnglich 
eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123(2) EPO) . 
Der Anmelder wird gebeten, die Anderungen auf Austausch- 
seiten einzureichen, urn eine unnotige Neufassung der ge- 
samten Beschreibung zu vermeiden, und mit seiner Antwort 
aufzuzeigen, welche Teile der urspriinglichen Anmeldung als 
Grundlage fur Anderungen dienen konnten. 

Auf die Erfordernisse der Kegel 36(1) EPU wird hingewiesen, 
insbesondere sollten Reinschriften der Anderungen in dreifa- 
cher Ausfiihrung eingereicht werden. 
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